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betreffend das europaische Patent 0 853 591
(DE 696 09 339)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 15. Marz 2011 durch den Richter Engels als Vor-
sitzenden sowie  die Richter =~ Baumgartner, Dipl.-Ing. Sandkamper,
Dr.-Ing. Baumgart und Dr.-Ing. Kruger
fur Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen.

[I. Die Kosten des Verfahrens tragt die Klagerin.

[ll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120% des zu

vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents EP 0 853 591
(Streitpatent), das aus der PCT-Anmeldung PCT/NL96/00382 mit der Veroffentli-
chungsnummer WO 97/12830 hervorgegangen ist, die am 2. Oktober 1996 unter
Inanspruchnahme der Prioritdt der niederlandischen Anmeldung 1001327 vom
2. Oktober 1995 angemeldet worden war. Das Streitpatent, das beim Deutschen
Patent- und Markenamt unter der Nr. 696 09 339 gefthrt wird, ist am 12. Juli 2000
in englischer Sprache verdoffentlicht worden, es tragt die Bezeichnung ,Running
gear for a drive mechanism for a rail-guided displacement device,,, Ubersetzt ,,An-
triebsmechanismuslaufgetriebe fur eine schienengefuhrte Verschiebevorrichtung*

und umfasst 16 Anspriiche, von denen die Anspriche 1 bis 8 angegriffen sind.



Anspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

“An assembly of a running rail and a running gear for a drive
mechanism of a rail-guided displacement device, such as a pas-
senger lift, comprising a guide rail (2), a base part, drive means and
at least a first (8), second (9) an third (10) set of guide wheels, ar-
ranged one behind the other, viewed in direction of travel of the run-
ning gear, so that, during use, the running gear is guided along the
rail in a desired position by the guide wheels, the base part compris-
ing at least a bridge piece (5), a first (6) and a second (7) frame patrt,
the frame parts each being movably connected to the bridge piece
via a swivel axle (19, 21), each frame part carrying a set of guide
wheels and the frame parts being mutually coupled by coupling
means (11), which form a mechanical mirror, so that the movements
of the first and the second part are always each other’s mirror image
in a first plane of symmetry (S) extending at right angles to the
driving direction of the running gear between the first and the second
frame part, viewed relative to the bridge piece, and the bridge
piece (5) comprising fastening means (15) for a load (4) to be
carried, characterized in that the swivel axle (19, 21) of each frame
part (6, 7) is spaced from a respective plane (V1, V2) defined by at
least two rotary shafts (32a-c) of respectively the first (8) and second
set of guide wheels (9), the bridge piece (5) comprising the third set
of the associated guide wheels (10) which preferably lie ap-
proximately in the plane of symmetry (S) and which, during use, have

a supporting function.”

In der deutschen Ubersetzung der Patentschrift lautet der Patentanspruch 1 wie

folgt:

»LAnordnung aus einer Laufschiene und einem Laufgetriebe flr einen

Antriebsmechanismus einer schienengefiihrten Verschiebevorrich-



tung, wie einem Personenaufzug, mit einer Fihrungsschiene (2), ei-
nem Basisteil, einer Antriebseinrichtung und mindestens einem ers-
ten (8), einem zweiten (9) und einem dritten (10) Satz Fuhrungsra-
der, die in Bewegungsrichtung des Laufgetriebes gesehen derart hin-
tereinander angeordnet sind, dass wéahrend des Einsatzes das Lauf-
getriebe von den Laufréadern in einer gewinschten Position entlang
der Schiene gefuhrt wird, wobei das Basisteil mindestens einen Bru-
ckenabschnitt (5) sowie einen ersten (6) und einen zweiten (7) Rah-
menteil aufweist, die jeweils Uber eine Schwenkachse (19, 21) be-
weglich mit dem Briuckenabschnitt verbunden sind, wobei jeder Rah-
menteil einen Satz Fuhrungsrader tragt und die Rahmenteile mittels
einer Kupplungseinrichtung (11) miteinander gekoppelt sind, wobei
die Kupplungseinrichtung (11) einen mechanischen Spiegel bildet, so
dass die Bewegungen des ersten und des zweiten Teils auf einer
ersten Symmetrieebene (5), die sich, relativ zum Brickenabschnitt
gesehen, rechtwinklig zur Antriebsrichtung des Laufgetriebes zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Rahmenteil erstreckt, immer das
Spiegelbild der Bewegungen des jeweils anderen darstellen, und wo-
bei der Brickenabschnitt (5) eine Befestigungseinrichtung (15) far
eine zu tragende Last (4) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkachse (19, 21) jedes Rahmenteils (6, 7) von einer jewei-
ligen Ebene (V1, V2), die von mindestens zwei Drehwellen (32a-c)
des jeweils ersten (8) und zweiten Satzes Fuhrungsradern (9) be-
grenzt ist, beabstandet angeordnet ist, wobei der Brickenab-
schnitt (5) den dritten Satz dazugehériger Fuhrungsrader (10) auf-
weist, die vorzugsweise ungefahr auf der Symmetrieebene (S) liegen

und wéahrend des Einsatzes eine Stitzfunktion haben.”

Wegen der Unteranspriche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genom-

men.



Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, dass die Gegenstande
der Anspriche 1 bis 8 des Streitpatents Uber den Inhalt der Anmeldung in der ur-
springlich eingereichten Fassung hinausgehen. Sie ist der Auffassung, dass die
Formulierung im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1, ,...the swivel axle
(19, 21) of each frame part (6, 7) is spaced from a respective plane (V1, V2) defi-
ned by at least two rotary shafts (32a-c) of respectively the first (8) and second set
of guide wheels (9) ...” eine beliebige Beabstandung der Schwenkachsen 19, 21
der beiden Rahmenteile 6 und 7 von einer Ebene V1-V2 gestatte, so dass der Ab-
stand der ersten Schwenkachse 19 zur Ebene V1 ein anderer sein kdnne, als der
Abstand der zweiten Schwenkachse 21 zur Ebene V2. Dies sei dem Inhalt der ur-
sprunglichen Anmeldung nicht zu entnehmen und stelle demgegentber eine unzu-
lassige Verallgemeinerung einer dargestellten bevorzugten Ausfihrungsform dar.
Die WO 97/12830 Al (Anlage K5) offenbare nur, dass - gesehen von der Symme-
trieebene S aus, die Schwenkachsen 19, 21 und die Rotationsachsen 32 immer
vom Betrag her identische, in der Richtung aber gegensatzliche Abstande zur
Symmetrieebene S aufwiesen, wobei bevorzugt der Abstand zwischen den
Schwenkachsen bzw. der ersten und zweiten Rotationsachse der Halfte der Ent-
fernung zwischen den Ebenen V1 und V2 entspreche. Dass im Gegensatz zum
nunmehr Beanspruchten urspriinglich nur gleiche Abstande offenbart seien, erge-
be sich auch aus der die Rahmenteile miteinander koppelnden Kupplungseinrich-
tung in Gestalt eines mechanischen Spiegels, wie er auch in den Figuren darge-
stellt sei. Die ursprunglich offenbarte Lehre habe auch im Anspruch 1 der WO-

Schrift Niederschlag gefunden.

Die auf Anspruch 1 zuriickbezogenen Anspriiche 2 bis 8 enthielten ebenfalls die
unzulassige Erweiterung. Erst der erteilte Anspruch 9 enthalte eine der urspringli-

chen Offenbarung entsprechende Formulierung.



Die Klagerin beantragt,
das Patent EP 0 853 591 im Umfang der Patentanspriche 1 bis 8
mit Wirkung fir die Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu er-
klaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klagerin in vollem Umfang entgegen und ist der Auf-

fassung, dass eine unzulassige Erweiterung nicht vorliege.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten

Schriftsdtze samt Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgriinde

Die zuléssige Klage ist nicht begrindet und abzuweisen, da die Gegenstande der
angegriffenen Patentanspriiche 1 bis 8 des europaischen Patents in ihrer erteilten
Fassung nicht Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung hinausgehen und daher der gemaR Art. 138 Abs.1 lit ¢ EPU, Art. Il § 6
Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 IntPatUG geltend gemachte Nichtigkeitsgrund nicht vorliegt.

1) Das Streitpatent betrifft eine mittels Radern an einer Laufschiene geflihrte Ver-
schiebevorrichtung mit einer Antriebsvorrichtung. Derartige Anordnungen kommen
beispielsweise bei Treppenliften zum Einsatz, um eine auf einem an der Verschie-

bevorrichtung angeordneten Sitz sitzende Person die Treppe herauf- und herabzu-



bewegen, wobei sich die Verschiebevorrichtung entlang der dem Treppenverlauf

folgend angebrachten, ggf. in Kurven verlegten Laufschiene bewegt.

Nach den Angaben des Streitpatents bedingt der Aufbau von darin als allgemein
bekannt vorausgesetzten Verschiebevorrichtungen (vgl. Absatze 0002 und 0006 in
EP 0 853 591 B1) beim Durchfahren von Kurven eine relative Fehlistellung der Ra-
der gegenuber der Laufschiene (,the guide wheels will assume an undesired po-
sition relative to the running rail, vgl. Absatz 0005). Um beim Durchfahren enger
Kurven (,sharper curves) eine hierdurch erhdéhte Anpressung der Rader zu ver-
meiden, muss ausreichend Spiel vorgesehen sein, wodurch allerdings der Kontakt

zwischen Radern und Fiuhrungsschiene verlorengehen kann, vgl. Absatz 0008.

Zur Vermeidung dieser Nachteile schlagt das Streitpatent u. a. die Ausrustung der
Verschiebevorrichtung mit drei Satzen Fuhrungsradern in spezieller Anordnung
vor; in den Unterlagen sind Aufbauten unterschiedlicher Verschiebevorrichtungen
beschrieben, die einen Betrieb mit optimalen Kontaktbedingungen (,optimally co-
operating contact”) ohne (gleitend) ziehende oder stockende Bewegung (,drag-
ging, dribbling) an einfach (zweidimensional in der Ebene) oder sogar raumlich
(dreidimensional) gekrimmten Schienen ermdéglichen sollen (vgl. Absatze 0038
und 0036).

Mit dem Patentanspruch 1 ist Schutz fir einen Gegenstand beansprucht, der ins-
gesamt folgende Merkmale aufweist (Merkmalsgliederung hinzugefigt mit Einfa-
gungen der in der englischsprachigen Fassung der Patentschrift verwendeten Be-

griffe in eckigen Klammern).

1. Anordnung aus einer Laufschiene und einem Laufgetriebe fur einen
Antriebsmechanismus einer schienengefiihrten Verschiebevorrichtung,
wie einem Personenaufzug,

2. - mit einer Fuhrungsschiene (2),

3. - mit einer Antriebseinrichtung,



4.1

5.1
5.2
5.3

7.1

9.1

10.

mit mindestens einem ersten (8), einem zweiten (9) und einem dritten
(10) Satz Fuhrungsrader,

die in Bewegungsrichtung des Laufgetriebes gesehen derart
hintereinander angeordnet sind, dass wahrend des Einsatzes [,use,,
d. h. Betriebs] das Laufgetriebe von den Laufradern [,guide wheels,,
d. h. Fihrungsrader] in einer gewtinschten Position entlang der

Schiene gefihrt wird, und

mit einem Basisteil, das

mindestens einen Brickenabschnitt (5) sowie

einen ersten (6) und einen zweiten (7) Rahmenteil aufweist,

die jeweils Uber eine Schwenkachse (19, 21) beweglich mit dem

Brickenabschnitt verbunden sind,

- jeder Rahmenteil tragt einen Satz Fuhrungsrader,

- die Rahmenteile sind mittels einer Kupplungseinrichtung (11)

miteinander gekoppelt,

- - wobei die Kupplungseinrichtung (11) einen mechanischen Spie-
gel bildet, so dass die Bewegungen des ersten und des zweiten
Teils auf einer ersten Symmetrieebene (S), die sich, relativ zum
Bruckenabschnitt gesehen, rechtwinklig zur Antriebsrichtung
des Laufgetriebes zwischen dem ersten und dem zweiten Rah-
menteil erstreckt, immer das Spiegelbild der Bewegungen des
jeweils anderen darstellen,

- der Bruckenabschnitt (5) weist eine Befestigungseinrichtung (15)

flr eine zu tragende Last (4) auf,

- die Schwenkachse (19, 21) jedes Rahmenteils (6, 7) ist von einer

jeweiligen Ebene (V1, V2) beabstandet angeordnet,

- - die jeweilige Ebene ist von mindestens zwei Drehwellen (32a -
c) des jewells ersten (8) und [bzw.] zweiten Satzes Fihrungs
radern (9) begrenzt [,defined”, d. h. definiert],

- der Brickenabschnitt (5) weist den dritten Satz dazugehdoriger

Fuhrungsrader (10) auf,



10.1.- - - - die Fuhrungsrader des dritten Satzes liegen vorzugsweise un-
gefahr auf der Symmetrieebene (S) und haben wéhrend des

Einsatzes [,use,, d. h. Betriebs] eine Stutzfunktion.

2) Als zustandiger Fachmann ist vorliegend ein Maschinenbauingenieur (FH) an-
zusehen, bei dem aufgrund seiner Vorbildung die Kenntnis und das Verstandnis
fundamentaler geometrischer Gesetzmalligkeiten beim Rad-Schiene-System wie

folgt vorausgesetzt werden kdnnen:

Beim Abrollen weisen Rad und Schiene unabhéngig von deren Krimmung im Be-
rahrpunkt (~ Durchmesser des Rades bzw. Radius des Schienenverlaufs) immer
eine gemeinsame Beruhrnormale (= Senkrechte auf der gemeinsamen Tangente
an die gekruimmten Flachen) im Kontaktpunkt auf. Soweit mindestens zwei mit un-
veranderlicher Ausrichtung ihrer Achsen in einer gemeinsamen Ebene gekoppelte
Rader gemeinsam an einer Schiene anliegend gefiihrt werden sollen, muss sich
dieser Réadersatz insgesamt, d. h. die von den Achsen aufgespannte Ebene
zwangslaufig so ausrichten kénnen, dass die jeweiligen Bertihrnormalen in den
Berthrpunkten durch denselben Krimmungsmittelpunkt der Schiene verlaufen.
Aufgrund des vorgegebenen Abstandes fir eine gemeinsame, zur seitlichen Fiuh-
rung - insoweit ohne Spiel - erforderliche Anlage umfanglich der Schiene (z. B. 2
gegenuberliegend angreifende oder 3 im Abstand von jeweils 120° eine Rohr-
schiene in einer Normalebene umschlieBende Fuhrungsrader - dieser Fall ist in
der EP 0 853 591 B1 in der Figur 5 fur die Fihrungsrader Pos. 31 gezeigt) ist eine
Verschwenkung gegenuber der geometrisch fir jeden Krimmungsradius vorgege-
benen Relativstellung nicht mdglich - ein entlang einer geraden Schiene ohne
Spiel gefiihrter Radsatz kann keine Schwenkstellung einnehmen, eine aufgezwun-
gene Fehlstellung fuhrt theoretisch zu einer Durchdringung, praktisch zu einer
Zwangung/ortlichen Pressungsiuberlastung. Hierauf ist auch in der Patentschrift

a. a. O. (s. 0.) abgestellit.

Der Fachmann fasst den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 daher so

auf, dass das Laufgetriebe als Bestandteil des Verschiebemechanismus (,running
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gear” und ,displacement device“, Merkmal 1) einen Brickenabschnitt 5 mit einer
Befestigungseinrichtung fur eine zu tragende Last (Merkmal 8) wie einen Stuhl
aufweist. Weil den zugehorigen Fiuhrungsradern 10 (Merkmal 10) im Betrieb eine
Stutzfunktion zukommt (Merkmal 10.1), also die Last vom Stuhl tiber den Briicken-
abschnitt auf diese an der Schiene anliegenden Fuhrungsrader Ubertragen wird,
folgt fur die Verbindung dieses (dritten) Satzes Rader, den der Briickenabschnitt
aufweist (Merkmal 10), dass diese ortsfest am Briickenabschnitt angeordnet sind.
In der Figur 5 sind diese die Fuhrungsschiene Pos. 2 umschlieenden Rader in
der zuriickversetzten Ebene bei einer Ansicht von links entsprechend der zur
Pos. 14 in Figur 1 gehorend eingezeichneten Pfeilrichtung auch mit den Bezugs-

zeichen 34 versehen bzw. angrenzend an das Antriebsrad Pos. 12 dargestellt.

Mit dem Briuckenabschnitt sind weiterhin zwei Rahmenteile jeweils Uber eine
Schwenkachse (19, 21) beweglich verbunden und somit verschwenkbar gegen-
Uber dem Bruckenabschnitt angeordnet (Merkmalsgruppe 5). Diese Rahmenteile
tragen jewells einen Satz Fuhrungsrader (Merkmal 6), auch diese sollen daher im
Betrieb der Fuhrung dienen, missen also in ihrer Mehrzahl gemeinsam anliegen
und der Krimmung der Schiene folgen kénnen. Die Fuhrungsrader weisen Dreh-
wellen auf (Teil des Merkmals 9.1), die deren geometrische Achsen reprasentie-
ren. Diese Achsen missen in einer gemeinsamen Ebene liegen, um diese zu defi-
nieren (,...plane defined by [...] two rotary shafts”). Dies ist eine notwendige Be-
dingung fur eine gleichermalen zwangungsfreie spielfreie Anlage an der Schiene,
d. h. eine Fuhrung entsprechend Merkmal 4.1, die beim Betrieb der Verschiebe-
vorrichtung fur drei Satze von Fuhrungsradern gleichermaf3en erfillt sein muss:
Tatsachlich ware ein spiel- bzw. zwangungsfreier Betrieb einer Verschiebevorrich-
tung mit drei in Reihe hintereinander an einem gemeinsamen Trager starr ange-
ordneten Radsatzen entlang einer Schiene mit variablem Krimmungsradius nicht
maoglich, weil drei Rader in unveranderlicher Stellung gegeniber dem Trager tber
ihre Beriihrnormalen einen einzigen méglichen (konstanten) Krummungsradius fur
eine gemeinsame Anlage bedingen (...drei Punkte definieren genau einen Kreis)

- eine derartige Anordnung ohne relative Beweglichkeit der Satze Fiuhrungsrader
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untereinander blockierte sich aufgrund der Zwangungen selbst oder ware nur mit

ausreichend Spiel funktionsfahig.

Weil der dritte Satz Fihrungsrader ortsfest am gemeinsamen Trager angeordnet
ist, missen jedenfalls die beiden in Bewegungsrichtung davor und dahinter liegen-
den Satze Fuhrungsrader nicht nur mit inrer Ebene die durch den jeweiligen Kriim-
mungsradius in der Berlihrebene vorgegebene Winkelstellung einnehmen kénnen,
vielmehr muss auch ein radialer Versatz gegentber dem dritten Satz Flhrungsra-

der mdglich sein.

Durch die von der Merkmalsgruppe 9 definierte Mal3nahme ist die eine hierfur not-
wendige Bedingung erflllt, dass der erste und zweite Satz FUhrungsrader relativ
gegenuber dem Brickenabschnitt, d. h. dem daran angeordneten dritten Satz

Fuhrungsrader einstellbar ist.

Die durch die Merkmalsgruppe 7 definierte Malinahme schafft dariber hinaus die
weitere, ebenfalls notwendige Bedingung fur den Betrieb mit einer definierten
Lagezuordnung des die Last mittels der Befestigungseinrichtung tragenden Bru-
ckenabschnitts, bei der alle Fihrungsrader der drei Satze an der Schiene anlie-
gend im Wortsinn der Fuhrung dienen kdnnen: Jedenfalls fur eine geometrisch
exakte Einstellbarkeit auf Schienen mit stetig verlaufender Krimmung mussen die
Schwenkachsen der Rahmenteile derart am Rahmen angeordnet sein, dass diese
jeweils den Mittelpunkt eines Kreises bilden, der an der vom dritten Satz Fuh-
rungsraderwellen aufgespannten (Symmetrie-) Ebene genauso wie an der vom
verschwenkbar gelagerten Satz Fuhrungsraderwellen aufgespannten Ebene an-
liegt (...bei gerader Schiene und dann parallel ausgerichteten Ebenen befindet
sich dieser Punkt genau in der Mitte jeweils zwischen den Ebenen auf der Mittelli-

nie der Schiene.)

Die Kupplungseinrichtung (Merkmalsgruppe 7) bewirkt hierbei eine mechanische
Zwangskopplung der Bewegungen der Rahmenteile, indem beide Rahmenteile um

den gleichen Winkel verschwenkt werden - der jeweilige Schwenkwinkel der von
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dem ersten und zweiten Satz Fiihrungsraderwellen aufgespannten Ebenen gegen-
Uber der vom dritten Satz Fuhrungsraderwellen aufgespannten Ebene ist hierbei
gleich grol3; diese spiegelbildliche Bewegungseinstellung gegeniber einer Sym-
metrieebene folgt dem allgemein bekannten optischen Prinzip, dass bei einem
Spiegel der Einfallswinkel eines auftreffenden Lichtstrahls gleich dem Ausfallswin-
kel ist. Dieses gebotene Verstandnis des Ausdrucks mechanischer Spiegel (,me-
chanical mirror) im Kontext des Merkmals 7.1 folgt auch aus der ausdricklichen
Begriffsbestimmung in der Patentschrift Absatz 0011 selbst. Aufgrund dieser
Zwangskopplung stellt sich im Betrieb unter Last eine stabile Gleichgewichtslage
des Basisteils ein, wobei eine korrekte Ausrichtung der von den Drehwellen der
Réader des dritten Satzes aufgespannten, den Krimmungsmittelpunkt der Schiene
enthaltenden Ebene gewahrleistet ist - somit werden ein Abkippen des Brickenab-
schnitts und eine Fehlstellung des dritten Satzes Fuhrungsrader wie auch die hie-
raus resultierenden Zwangungen vermieden. Diese Winkeleinstellbarkeit der Rah-
menteile gegenuber dem Briickenabschnitt verdeutlichen jedenfalls die Figuren 4A
und 4B.

1) Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung

geht nicht Uber den Inhalt der urspringlichen Anmeldung hinaus.

a) GemaR Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢ EPU und Art. Il § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3

IntPatUbkG ist ein europaisches Patent mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erklaren, wenn sein Gegenstand Uber
den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht.
Danach ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der urspringli-
chen Unterlagen zu vergleichen. Geschitzt durch das Patents ist die durch die Pa-
tentanspriiche bestimmte Lehre, wobei zur Ermittlung des darin zum Ausdruck
kommenden Erfindungsgedankens - wie auch Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPU aus-

dricklich bestimmt - Beschreibung und Zeichnungen mit heranzuziehen sind (st.
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Rspr. BGH GRUR 2007, 959 — Pumpeinrichtung; GRUR 1999, 909 — Spann-
schraube; BGHZ 105,1,10 - lonenanalyse; BGHZ 98, 12, 18 - Formstein). Der In-
halt der Patentanmeldung ist hingegen der Gesamtheit der Unterlagen zu entneh-
men, ohne dass den Patentansprichen dabei eine hervorgehobene Bedeutung
zukommt. Entscheidend fiir die Beurteilung einer unzuldssigen Erweiterung des
Inhalts der Anmeldung ist, ob die ursprtingliche Offenbarung fiir den Fachmann er-
kennen liel3, dass der geanderte Losungsvorschlag von vornherein von dem
Schutzbegehren mit umfasst werden sollte (BGH GRUR 2010, 509, Tz. 28 - Hub-
gliederungstor) und den urspringlichen Unterlagen als zur angemeldeten Erfin-
dung gehdrig zu entnehmen ist (vgl. GRUR 2010, 513 Tz. 29 - Hubgliedertor II;
BGHZ 110, 123, 125 = GRUR 1990, 432, 433 - SpleiRkammer). Zum Offenba-
rungsgehalt einer Patentanmeldung gehdrt allerdings nur das, was den urspring-
lich eingereichten Unterlagen ,unmittelbar und eindeutig” zu entnehmen ist, nicht
hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann auf Grund seines
allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen
kann (BGH GRUR 2010, 910, Tz. 62 - Falschungssicheres Dokument).

Maf3geblich ist allein der objektive Gehalt der auszulegenden Anmeldungsunterla-
gen, nicht die etwaigen subjektiven Vorstellungen des Erfinders bzw. Anmelders
(BGH GRUR 2009, 933, Tz. 23 - Druckmaschinen-Temperierungssystem Il). Nicht
entscheidend ist deshalb, wie die Beklagte ihr Schutzbegehren spater interpretiert
hat, worauf die Klagerin unter Hinweis auf Klageschriftsatz im Verletzungsstreit

(Anlage K4) jedenfalls implizit abgestellt hat.

b) Ausgehend von diesen Grundsatzen ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1
mit allen seinen Merkmalen fur den Fachmann in den urspringlichen Unterlagen
als zur Erfindung gehorend offenbart. Fir die Uberprifung der urspriinglichen Of-
fenbarung ist die PCT-Anmeldung WO 97/12830 ALl - von der Klagerin als Anla-
ge K5 vorgelegt - heranzuziehen und als Ganzes zu untersuchen. Offenbarungs-
quellen sind die darin enthaltenen Anspriiche, die Beschreibung mit allgemeinem
Teil wie auch den sich auf das oder die Ausfihrungsbeispiele beziehenden Teilen

sowie die Zeichnung. Die auf die Kenntnis fundamentaler geometrischer Gesetz-
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mafigkeiten abstellenden, fir das Verstandnis des allgemeinen Erfindungsgedan-
kens wesentlichen Beschreibungsteile (s. 0.) sind gleichlautend bereits in der
WO 97/12830 Al enthalten, vgl. u. a. Seite 1, Zeilen 22 bis 33 sowie Seite 2, Zei-
len 8 bis 16, auch Seite 10, letzte Zeile bis Seite 11, Zeile 5.

Dies gilt auch entgegen der Auffassung der Klagerin, Merkmalsgruppe 9 des er-
teilten Anspruchs 1 stelle eine unzulassige Verallgemeinerung dar, weil sie eine
nicht urspriinglich offenbarte beliebige Beabstandung der Schwenkachsen von
den Ebenen V1, V2 umfasse. Die Klagerin berticksichtigt insoweit bereits im Aus-
gangspunkt ihrer Argumentation nicht, dass im Rahmen der dargelegten und nach
Art. 138 Abs. 1 lit. ¢ EPU zulassigen Gestaltung Patentanspriiche bis zur Erteilung
weiter (BGH GRUR 2010, 910, Tz. 46 - Falschungssicheres Dokument, mwH;
GRUR 2009, 936 Tz. 25 - Heizer) oder anders (BGH GRUR 2010, 509, Tz. 29
- Hubgliederungstor) gefasst werden kénnen als in der Anmeldung: Insbesondere
ist es mit dem Anmelder auch nach Art. 138 Abs. 1 lit. ¢ EPU verbliebenen Gestal-
tungsfreiheit unvereinbar, nur eine Einschrankung als zulédssig anzusehen, bei der
alle der Erfindung foérderlichen Merkmale eines Ausfiihrungsbeispiels in den Pa-
tentanspruch aufgenommen werden (vgl. BGH GRUR 2006, 316, Tz. 22 - Koks-
ofentir). Denn dienen in der Beschreibung eines Ausfiihrungsbeispiels genannte
Merkmale der ndheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, die
fur sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg férdern,
dann hat es der Patentinhaber in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme
einzelner oder samtlicher dieser Merkmale beschrankt. (BGH GRUR 1990, 432,
433 - SpleiRkammer).

Tatsachlich beruht der erteilte Anspruch 1 auf einer Zusammenfassung der Merk-
male der Anspriche 1, 3, 7 und 10 in der urspringlich eingereichten Fassung ge-
manR K5. Die K5 offenbart als zur Erfindung gehérend dariiber hinaus dieselben
Ausfuihrungsbeispiele, die auch in der Patentschrift enthalten sind. Insbesondere
sind bei dem ab Seite 6, Zeile 15 bis Seite 11, Zeile 5 in K5 beschriebenen Aufbau
- gleichlautend in der Streitpatentschrift in den Absatzen 0028 bis 0038 enthalten -

gleichfalls alle Merkmale dieser zusammengefassten Anspriche und somit des er-
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teilten Anspruchs 1 verwirklicht. So zeigen die zu berilicksichtigenden, urspringli-
chen Figuren - abgesehen von offensichtlich falschen Eintragungen der Positions-
zeichen 19 und 21 in der Figur 2 (richtiggestellt in der Streitpatentschrift) - deutlich
eine beabstandete Anordnung der Schwenkachsen jedes Rahmenteils zwischen
den durch die Drehwellen der Satze Fuhrungsrader aufgespannten Ebenen ent-
sprechend Merkmalsgruppe 9. Die Merkmale geméalR dem geltenden Anspruch 1
sind daher fur einen Fachmann mit der vorstehend definierten Qualifikation in der
beanspruchten Kombination mit der Merkmalsgruppe 9 in den urspringlichen Un-
terlagen als erfindungsgemalfd offenbart. Dem steht nicht entgegen, dass in der
weiten Fassung des Anspruchs 1 in der urspringlich eingereichten Fassung der
K5 insbesondere die Merkmalsgruppe 10 noch nicht enthalten war, die als Ausfth-
rungsbeispielvariante dieser Lehre offenbart war. Denn dies konnte die Anmelde-
rin nicht hindern, im Rahmen des Prifungsverfahrens eingeschrankten Schutz fur
eine gegenlber dem urspriinglichen Patentanspruch 1 eingeschrénkten Lehre zu
beanspruchen, bei der nicht alle der Erfindung férderlichen Merkmale des offen-
barten Ausfihrungsbeispiels in den Patentanspruch aufgenommen werden und

dieser sich deshalb (nur) insoweit als Verallgemeinerung darstellt.

Im Ubrigen ubersieht die Klagerin bei ihnrem Vortrag, wonach diese Merkmalsgrup-
pe 9 beliebige Beabstandungen zulasse, dass aufgrund der Implikationen der
Merkmalsgruppen 7 und 10 nach dem Verstdndnis des Fachmanns die Abstande
nach der in der Anmeldung beanspruchten Lehre Gberhaupt nicht willkirlich fest-
legbar sind, sondern den geometrischen Gesetzmaligkeiten geniigen missen, die
der Fachmann unmittelbar und eindeutig als selbstverstandliche Randbedingung
beim gedanklichen Nachvollziehen des Ausflihrungsbeispiels gemald Figur 1 in
der K5 bzw. der hierauf gerichteten Lehre des geltenden Anspruchs 1 impliziert
und die sein Verstandnis der insoweit offenbarten Lehre bestimmen. Unschadlich
ist hierbei, wenn entsprechende konkrete Maflinahmen zur Erfullung der Randbe-
dingungen erst in Unteranspriichen - wie hier im geltenden Anspruch 9 - definiert
sind. So muss bei der Anordnung der Schwenkachsen der Rahmenteile am Bri-
ckenabschnitt eine die Rahmenteile miteinander koppelnde Kupplungseinrichtung

(Merkmal 7.1) aufgrund des ortsfest angeordneten dritten Satzes Fuhrungsrader
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zwangslaufig einen ,mechanischen Spiegel“ - dessen Definition bereits in der K5
gleichlautend enthalten ist, vgl. Seite 2 ab Zeile 34 - mit beidseitig der Symmetrie-
ebene gleich weit beabstandeten Schwenkachsen bilden, weil sich ansonsten
Fehlstellungen der Rader aller Satze untereinander ergdben, die bei der erfin-
dungsgemallen Losung gerade vermieden werden sollen. Ein tangential entlang
einer Kreisbahn mit kleinem Radius verschwenkbarer Satz Fiihrungsrader misste
fur eine korrekte Ausrichtung an einer gekrimmten Schiene um einen kleineren
Winkel (n&mlich um den halben Winkel zwischen der Symmetrie- und der von den
Fuhrungsraderwellen definierten Ebene) verschwenkt werden als ein gegenuber-
liegender, mit grélerem Radius verschwenkbarer Satz Fuhrungsrader. Dieser Fall
ungleich beabstandeter Schwenkachsen der Rahmenteile ist bei einer Zwangs-
kopplung nach Art eines mechanischen Spiegels gemal Merkmal 7.1 nicht még-
lich, weil keine spiegelbildlichen Bewegungen, sondern Verschwenkungen um

unterschiedliche Winkel erforderlich wéaren.

Es bedurfte deshalb fir den Fachmann keiner eigenen, von seinem Fachwissen
getragenen Uberlegungen, insbesondere auf der Anmeldung aufbauender eigen-
standiger Erwagungen, nachdem er die urspriinglichen Unterlagen zur Kenntnis
genommen hatte, um darin die unabdingbaren Randbedingungen der offenbarten
Lehre ,mitzulesen” und zu erkennen, dass die erfindungsgemal angestrebten Zie-
le fir den Betrieb der offenbarten Vorrichtungen mit dem ,mechanischen Spiegel,
nur unter bestimmten geometrischen Voraussetzungen realisiert werden kdnnen
(vgl. BGH GRUR 2010, 509, Tz. 39 - Hubgliedertor ). Der Fachmann konnte diese
Erkenntnisse vielmehr unmittelbar und eindeutig dem Offenbarungsgehalt der ur-
sprunglichen Unterlagen entnehmen. Hieran war der Fachmann auch nicht durch
die fur sich - weil noch ohne zwingenden Bezug auf eine die Merkmalsgruppe 10
aufweisende Kombination - urspringlich offenbarte Verallgemeinerung gehindert,
wonach die FUhrungsrader des dritten Satzes ,vorzugsweise ungefahr® auf der
Symmetrieebene liegen kénnen (vgl. Anspruch 6 in K5, Zusatz im Merkmal 10.1
des geltenden Anspruchs 1). Andererseits lasst das erst im geltenden Anspruch 9
wie im urspringlichen Anspruch 9 enthaltene Wort ungefahr (,approximately®) bei

der Definition der Lage der die Schwenkachsen enthaltenden Ebene keine Verall-
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gemeinerung auf Losungen zu, bei denen die kinematischen Randbedingungen

nicht erfullt waren.

Aus diesem Grund hat sich auch die Auslegung des geltenden Patentanspruchs 1
und der darin enthaltenen Begriffe an diesem durch sein Grundlagenwissen be-
stimmten Verstandnis des Fachmanns auszurichten und darf sich nicht philolo-
gisch am vermeintlich weiten Wortlaut des Patentanspruchs und der darin verwen-
deten Begriffe unter Missachtung der nach dem Gesamtinhalt der Anmeldung of-
fenbarten technischen Lehre und der darin implizierten geometrischen Grundlagen
und Merkmalskombinationen richten. Begriffe in den Patentanspriichen und in der
Patentbeschreibung sind vielmehr so zu deuten, wie sie der angesprochene
Durchschnittsfachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Bertck-
sichtigung von Aufgabe und Ldsung der Erfindung versteht (BGH GRUR 1999,
909, 911 - Spannschraube). Entscheidend ist deshalb nicht die sprachliche oder
logisch-wissenschaftliche Begriffsabstimmung. Der Inhalt einer Patentschrift kann
daher den Offenbarungsgehalt eines Patents begrenzen, wenn der Fachmann der
Gesamtheit der Patentschrift eine engere Lehre entnimmt, als diejenige, die der
Wortlaut eines Merkmals zu vermitteln scheint (BGH GRUR 1999, 909, 912 —
Spannschraube). So ist es auch vorliegend. Dem steht nicht entgegen, dass ange-
sichts der Mal3geblichkeit des durch den Wortlaut des erteilten Patentanspruchs
festgelegten Patentgegenstands eine Auslegung durch eine sachlich einengende
oder erweiternde Einbeziehung von Beschreibung und Zeichnungen nur insoweit
gerechtfertigt ist, als sie gerade in dem zu beurteilenden Patentanspruch Nieder-
schlag gefunden hat (BGH Mitt. 2000, 105, 106 - Extrusionskopf, GRUR 2004,
1023, 1024 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Denn vorliegend steht nicht
die in das Belieben des Erfinders gestellte Ausgestaltung einer technischen Lehre
in Rede, die im Patentanspruch nicht zum Ausdruck kommt, sondern das zwingen-
de Verstandnis eines Merkmals, das von dem Grundlagenwissen des angespro-
chenen Fachmann tber die geometrischen Gesetzmaliigkeiten und deren techni-
sche Implikationen bestimmt ist und eines einschrankenden begrifflichen Zusatzes
nicht bedarf, um diesen - insbesondere ohne weiteres Nachdenken - in dem erlau-

terten einschrankenden Sinn aufzufassen. Auch die weiteren Patentanspriche
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lassen kein anderes, aul3erhalb des urspriinglichen Offenbarungsgehaltes liegen-

des Verstandnis des geltenden Anspruchs 1 zu.

In Anbetracht des vorauszusetzenden Grundlagenwissens des hier zustandigen
Fachmanns, der technisch inkompatible Abwandlungen gedanklich ausschlief3t, ist
somit in den Angaben im geltenden Anspruch 1 eine zulassige Verallgemeinerung
des Ausfuhrungsbeispiels im Rahmen der Ursprungsoffenbarung zu sehen; der
Fachmann wird die benannten Merkmale aufgrund seines technischen Grundver-
standnisses zwangslaufig folgerichtig auslegen und technisch funktionsfahig reali-

sieren.

2) Entsprechendes gilt fur die weiteren angegriffenen Patentanspriche 2 bis 8,
die ebenfalls keinen Uber den urspringlichen Offenbarungsgehalt des Inhalts der
Anmeldung hinausgehenden Gegenstand enthalten, so dass die Klage vollum-

fanglich abzuweisen ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
8§ 709 S. 1und 2 ZPO.
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